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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Die Beschwerde der Patentinhaberin (Beschwerdefiihrerin)
betrifft die Entscheidung der Einspruchsabteilung das
europaische Patent EP 3 293 159 Bl wegen mangelnder

Ausfihrbarkeit zu widerrufen.

Anspruch 1 des erteilten Patents ist wie folgt:

"1. Verfahren zum Brennen von Kalk oder Zement, bel dem
Synthesegas erzeugt und gegebenenfalls zusammen mit
fossilen Brennstoffen zum Brennen des Kalks oder
Zements verwendet wird, dadurch gekennzeichnet, dass im
Synthesegas der Anteil von Methan mehr als 12 Vol-4%,
vorzugswelise mehr als 14 Vol-%, betrdgt und dass das
Volumsverhdltnis von Methan zu Kohlenmonoxid zumindest

6:10, vorzugsweise zumindest 8:10, betrdgt."

In der mindlichen Verhandlung vom 19. Januar 2024
reichte die Beschwerdefiihrerin einen Hilfsantrag ein.
Die unterstrichene Anderung wurde in Anspruch 1

aufgenommen.

"1. [...] vorzugsweise mehr als 14 Vol-% und maximal
16%, betrdgt und [...]."

Die fir die Entscheidung relevanten Argumente der
Beschwerdefilhrerin konnen wie folgt zusammengefasst

werden.

Der nach oben offene Bereich stelle keine Problem dar,
da bei Abwesenheit einer Mengenangabe von Methan sich
ja auch kein Problem ergebe. Die Erfindung bestehe
darin ein Synthesegas bereitzustellen, das einen Anteil

o

von Methan von mehr als 12 Vol-% enthédlt. Das Beispiel



VI.
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zeige, dass dies erreicht werde. Es stimme, dass das
Patent keine Lehre fir einen Anteil von Methan von 20

bis 25 Vol-% enthalte.

Es habe keinen Anlass gegeben friher einen Antrag
einzureichen, der den Bereich des Anteils an Methan
nach oben abgrenzt. Dieser Einwand sei liberraschend. Es
habe viele Einwande gegeben und es sei nicht moglich

auf alle zu reagieren.

Die wesentlichen Argumente der Beschwerdegegnerin
(Einsprechenden) spiegeln sich in den unten angegebenen

Entscheidungsgriinden wider.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und den Einspruch
zurickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise das Patent in
geanderter Fassung auf der Grundlage des per E-mail
wahrend der miindlichen Verhandlung vom 19. Januar 2024

eingereichten Hilfsantrags 1 aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Beschwerde

zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

Hauptantrag (Patent wie erteilt)

Artikel 100 (b) EPU

Anspruch 1 betrifft ein Verfahren, in dem Synthesegas
erzeugt wird. Der Anteil von Methan soll mehr als 12
Vol-% betragen. Eine obere Grenze flir den Methananteil

gibt es nicht.
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Nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
ist das Erfordernis der ausreichenden Offenbarung
erfiillt, wenn der Fachmann die in den unabhangigen
Anspriichen definierte Erfindung Uber den gesamten
Schutzbereich der Anspriiche anhand seines allgemeinen
Fachwissens ohne unzumutbaren Aufwand ausfithren kann
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10.
Auflage, 2022, II.C.5.4).

Im vorliegenden Fall stellt sich somit die Frage, ob
die Fachperson genligend Anleitungen im Patent erhédlt
wie hohe Anteile an Methan im Synthesegas erhalten
werden kénnen. Der Argumentation der
Beschwerdefilhrerin, dass diese Frage sich gar nicht
stelle, da ohne Angabe einer Untergrenze fir Methan,
kein Ausfihrbarkeitsproblem vorgelegen hatte, kann
nicht zugestimmt werden. Wirde diese Argumentation
gutgeheilen, so konnte eine Einschrankung eines
Anspruchs durch einen nicht-ausfiihrbaren Parameter
nicht bemédngelt werden, da der breitere Anspruch ohne
den Parameter ja wahrscheinlich kein
Ausfiihrbarkeitsproblem aufwiese. Es ist jedoch
etablierte Rechtsprechung, dass, wenn ein wesentliches
Merkmal einer Erfindung durch einen Parameter
ausgedrickt wird, sich die Frage stellt, ob der
Parameter so definiert ist, dass es der Fachperson
moéglich ist, anhand der Offenbarung in ihrer Gesamtheit
und mithilfe des allgemeinen Fachwissens ohne
unzumutbaren Aufwand die technischen MaBnahmen zu
identifizieren, die zum beanspruchten Gegenstand fiihren
(siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 10.
Auflage, 2022, II.C.5.5).

Diese Sichtweise ist auch im Einklang mit
Entscheidungen, die abhangige, also eingeschrankte

Anspriiche als nicht ausfiihrbar ansahen, ohne den
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breiteren unabhangigen Anspruch wegen fehlender
Ausfiihrbarkeit zu bemdngeln (siehe z.B. T 412/93
(Griinde 29), T 136/04 (Grinde 3.3), T 1945/19 (Grinde
2) und T 1586/20 (Griinde 3.4)).

Dies bedeutet fir den vorliegenden Fall, dass das
Patent ausreichend Anweisungen enthalten muss, wie das
jetzt wesentliche Merkmal, das sozusagen das zu
erreichende Ergebnis definiert, namlich einen
Methananteil von mehr als 12 Vol-% im Synthesegas zu
erhalten, Uber die gesamte Breite verwirklicht werden
kann. Dieses Merkmal ist das Wesen der Erfindung, da
Synthesegas mit weniger Methan bereits bekannt war.
Deshalb sollte die Lehre des Patents es erlauben,
dieses neue Merkmal Uber den gesamten beanspruchten

Bereich zu erhalten.

Obwohl der vorliegende Fall ein zu erreichendes
Ergebnis einer chemischen Reaktion betrifft und nicht
einen physikalischen Parameter, ist er trotzdem a&hnlich
gelagert wie der in der Rechtsprechung zitierte

T 1697/12 (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10. Auflage, 2022, II.C.5.5.2). Dort wurde ein
wasserabsorbierendes Mittel durch ein nach oben nicht
begrenztes Absorptionsvermdgen definiert. Es war
unbestritten, dass bestimmte realistische Werte durch
das offenbarte Verfahren nicht erreichbar waren.
Deshalb wurde die Ausfihrbarkeit nicht anerkannt
(Grinde 5.5). Im vorliegenden Fall fihrt die Einfihrung
der Methanmenge im Synthesegas dazu, dass dieses
Merkmal wesentlich ist (Regel 43(3) EPU) und sich somit
die Frage stellt, wie das beanspruchte Ziel iber den
gesamten Bereich erreicht werden kann. Das Patent
enthalt Informationen wie die Untergrenze von 12 Vol-%
Methan Uberschritten werden kann und offenbart ein

Ausfihrungsbeispiel, in dem das erhaltene Synthesegas
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16 Vol-% Methan enthalt. Dieses Resultat ist auch im
Einklang mit den Methanmengen von etwa 17 Vol. %, die
in den Versuchen erreicht wurden, die in der
Beschwerdebegriindung (siehe Tabelle Seite 24),
angegeben sind. Jedoch gibt es keinerlei Informationen
im Patent, wie Methanmengen von 20 bis 25% erreicht
werden konnen, die sicherlich nicht als unrealistisch
angesehen werden. Dies wurde auch nicht von der
Beschwerdefiihrerin bestritten. Es stimmt, dass der nach
oben offene Bereich durch das Verfahren an sich
(Reaktion mit Wasserdampf) beschrankt ist (siehe auch T
1018/05, Grinde 2.3), jedoch sind Werte im Bereich von
20 bis 25 Vol.% Methan unbestritten nicht durch diese

Beschrankung ausgeschlossen.

Die Kammer ist sich bewusst, dass es Entscheidungen
gibt, die jedoch einen physikalischen Parameter
betreffen, in denen der nach oben offene Bereich als
nicht problematisch angesehen wurde (z.B. T 398/19,
sowie T 615/19). In beiden Entscheidungen wurde jedoch
eine implizite Beschrankung des Bereiches festgestellt
(siehe T 398/19 (Grinde 1.5.2 und 1.5.3) sowie T 615/19
(Grinde 1.2.4 und 1.2.5). Deshalb wurde die T 1697/12
in den Fallen als nicht relevant angesehen. Im
vorliegenden Fall ist jedoch die Situation anders, da
die implizite Einschrankung nur bei sehr hohen
Methangehalten zum Tragen kommt, und die Lehre nicht
ausreichend ist, um hohe, aber nicht unrealistische
Methangehalte zu erreichen. Deshalb wird die T 1697/12,

wie oben ausgefiihrt, als relevant angesehen.

Da es unstrittig zwischen den Parteien war, dass
Methangehalte von 20 bis 25 Vol. % von dem Anspruch
umfasst sind und die Lehre des Patents dahingehend
nicht ausreichend ist, wird der Gegenstand des

Anspruchs 1 als nicht ausfihrbar angesehen.
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Artikel 100 (b) EPU steht somit der Aufrechterhaltung

des Patents entgegen.

Hilfsantrag

Artikel 13(2) VOBK 2020

GemaB Artikel 13(2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens nach Zustellung der Ladung zur
mindlichen Verhandlung grundsatzlich unbericksichtigt,
es seil denn, stichhaltige Griinde werden dafir

aufgezeigt, dass auRergewdbhnliche Umstédnde vorliegen.

Im vorliegenden Fall liegen aus folgenden Griinden keine

auBergewdhnlichen Umstande vor.

Der jetzige Hilfsantrag, der eine Beschrankung des
Bereiches des Methangehalts durch ein Merkmal aus dem
Ausfiihrungsbeispiel enthdlt, wurde in der mindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer eingereicht,
nachdem die Kammer nach Beratung verkiindet hatte, dass
sie den Einwand unter Artikel 100 (b) EPU als

durchgreifend ansah.

Der Einwand unter Artikel 100 (b) EPU betreffend die
Ausfiihrbarkeit liber den gesamten Bereich war bereits
Teil der Einspruchsschrift (siehe Seite 9, letzter und
vorletzter Absatz). Dieser Einwand war dann Teil des
gesamten Einspruchsverfahrens (siehe Niederschrift {lber
die mindliche Verhandlung vor der Einspruchsabteilung,
Seite 2, zweiter und vierter Absatz sowie die
angefochtene Entscheidung Punkt 3.3.1, letzter Satz).
In der Beschwerdeerwiderung wurde der Einwand nochmals
von den Beschwerdegegnerin bekraftigt (siehe Seite 6,

erster Absatz und Seite 10, Punkt (i)). Die
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Beschwerdegegnerin hat jedoch daraufhin iUberhaupt
keinen Hilfsantrag gestellt. Die Notwendigkeit einer
rechtzeitigen Replik ist in T 2843/19 (Griinde 3.3)
abgehandelt.

Wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Beschwerdekammer wurde dieser Einwand nochmals
diskutiert. Es gab also keine neuen Sachverhalte, die
einen neuen Antrag zu einem solch spaten
Verfahrensstadium veranlasst hatten. Weder die
Mitteilung oder die Diskussion in der miindlichen
Verhandlung vor der Beschwerdekammer, noch die Anderung
der Meinung der Kammer im Vergleich zur Mitteilung
gemal Artikel 15(1) VOBK 2020 kénnen im vorliegenden
Fall die erforderlichen auBergewohnlichen Umstande
bedingen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10. Auflage, 2022, V.A.4.5.6 c) und i)).

Allgemein muss eine Patentinhaberin auch damit rechnen,
dass die Kammer die Sachlage anders beurteilt, als die
Patentinhaberin es mit groRter Wahrscheinlichkeit
erwartet hatte. Demzufolge hatte die Patentinhaberin
sofort auf Angriffe der Einsprechenden reagieren
miissen, selbst wenn die Patentinhaberin die Angriffe

als unbegrindet erachtet hatte.

Auch stellt die Mitteilung gemaBl Artikel 15(1) VOBK
2020 an sich keine Einladung dar, neue Eingaben zu

machen (siehe Rechtsprechung der Beschwerdekammern,
10. Auflage, 2022, V.A.4.5.6 a)).

Der Antrag wird somit nicht beriicksichtigt und ist

nicht Teil des Beschwerdeverfahrens.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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